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1 Innledning 
 
1.1 Tema og problemstilling 
Lov om varemerker (vml) av 3.mars 1961 nr. 4 gir innehavere av velkjente varemerker 
rettsvern for de økonomiske interessene som knytter seg til merkenes goodwill. Hvilke 
vilkår stilles for å oppnå slik beskyttelse, og er de med på å oppfylle formålet med 
bestemmelsen?   
Et varemerkes tradisjonelle funksjon er å tjene som individualiseringsmiddel. Ved bruken 
settes publikum i stand til å skille en virksomhet varer eller tjenester fra en annen 
virksomhets varer eller tjenester. Velkjente varemerker kan imidlertid ha funksjoner som 
strekker seg langt utover det å angi produktenes kommersielle opprinnelse. I dagens 
informasjonssamfunn hvor forbrukerene blir overstrømmet av ulike budskap, blir det 
viktigere for virksomhetene å profilere seg gjennom reklame. Det investeres store beløp i 
markedsføring og kvalitetskontroll med produktene. Dette har medført at varemerkene har 
fått en egen verdi som symboler på kvalitet, et image eller en livsstil. Det kan ligge enorme 
verdier i den goodwillen som er tilknyttet de virkelig store og berømte varemerkene. 
Vml§6(2) gir beskyttelse for denne egenverdien; ”Kjennetegn som ligner hverandre skal 
dessuten anses egnet til å forveksles selv om de ikke gjelder varer av samme eller lignende 
slag, dersom det kjennetegnet som har eldst rett er så velkjent og har en slik anseelse her i 
riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om 
det annet kjennetegn ble brukt av en annen”. Bestemmelsen blir kalt kodakregelen etter en 
gammel engelsk dom som ble ansett for å være banebrytende for en lære om et mer utvidet 
vern for særlig kjente varemerker – den såkalte kodakdoktrinen.1 
                                                 
1 Eastman Photographic Materials Co. Ltd. v. John Griffiths Cycle Corp. Ltd. I dommen fra 1898 ble 
varemerket KODAK som var et kjent merke for kameraer etc., gitt vern mot at et annet foretak tok merket i 
bruk for sykler. 
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1.2 Begrepsavklaringer 
 
1.2.1 Kjennetegn 
Bestemmelsen får anvendelse på ”kjennetegn”. Med dette forstås varemerker og såkalte 
”naturlige” varekjennetegn. Det rettslige begrepet varemerke er definert i vml. §1(2). For at 
et tegn skal falle inn under definisjonen må det oppfylle to krav. Det må kunne ”gjengis 
grafisk” og det må ha individualiseringsevne. Med det siste menes at det er ”egnet til å 
skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester". 
Enerett til et varemerke erverves gjennom registrering eller innarbeidelse 
(jfr. vml. §1(1) og 2(1)). Registrering foretas av ”Styret for det Industrielle Rettsvern 
(Patentstyret)”, ved anmerkning i varemerkeregisteret (jfr. vml. §12). Registreringen 
foretas for bestemte varer (jfr. vml. §16). I denne oppgaven bruker jeg bare kortformen 
Patentstyret. Innarbeidelsesvern foreligger dersom vilkårene etter vml. §2 annet ledd er 
oppfylt. Varemerket må innenfor omsetningskretsen være ”godt kjent som særlig 
kjennetegn for noens varer”. 
Med ”naturlige” varekjennetegn forstås foretaksnavn, personnavn  og sekundære 
forretningskjennetegn. Foretaksnavn (firma) er ”det offisielle navn på en næringsdrivende 
juridisk person og kjennetegnet for et enkeltpersonforetak” (jfr. lov om enerett til 
foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksloven) av 21.juni 1985 nr. 79 §1-
1 annet ledd). Rett til foretaksnavn erverves ved ibruktagelse eller ved at det registreres i 
Foretaksregisteret, og så tas i bruk her i riket innen ett år (jfr. foretaksl. § 3-1 første ledd). 
Sekundære forretningskjennetegn kan være et annet forretningsnavn enn foretaksnavnet 
som f.eks et kjælenavn på bedriften, eller andre kjennetegn for virksomheten som 
ekspeditøruniformer, lydkjennetegn, interiør etc. Disse kjennetegnene vernes etter 
Foretaksloven hvis de er innarbeidet. Det vil si at de er godt kjent i omsetningskretsen som 
særlig kjennetegn for et foretak (jfr. foretaksl. §1-1 tredje ledd). Med personnavn forstås 
etternavn med eller uten fornavn. Personnavn, foretaksnavn og andre forretningskjennetegn 
kan brukes som kjennetegn også for innehaverens varer og tjenester. Brukes de slik 
betegnes de som ”naturlige varekjennetegn”, og får vern gjennom varemerkeloven. Som 
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hovedregel får disse kjennetegnene vern bare ved å bli tatt i bruk som varekjennetegn (jfr. 
vml §3). De kan imidlertid også oppnå vern gjennom registrering og/eller innarbeidelse 
hvis de oppfyller lovens krav til varemerker. De må da betegnes som varemerker. 
For å gjøre fremstillingen mer oversiktelig vil jeg bruke begrepene varemerke og 
kjennetegn som synonymt med varemerker som definert i vml. §1(2).  
 
1.2.2 Varer og tjenester 
Av vml. §1 tredje ledd fremgår det at lovens bruk av utrykket ”varer” også er ment å 
innbefatte tjenester. For å gjøre språket lettere vil jeg i denne oppgaven bruke utrykket 
varer som synonymt med ”varer og tjenester” 
 
1.3 Avgrensning av oppgaven 
Det er lite praktisk å tenke seg velkjente varemerker som ikke har innarbeidelsesvern. 
Merkene er som oftest velkjente på grunn av sterk innarbeidelse på markedet. Blir de 
registrert vil de da både ha registreringsvern og innarbeidelsesvern. Jeg velger derfor å 
redegjøre for hvilket vern registrerte varemerker har.  
Videre vil jeg kun ta for meg de materielle vilkårene for beskyttelse. Jeg avgrenser derfor 
oppgaven mot de formelle vilkårene som stilles for å oppnå og opprettholde 
registreringsvern, og de nærmere reglene om håndhevelse av merkeinnehaverens enerett. 
En redegjørelse for disse reglene vil bli for omfattende i lys av oppgavens omfang 
Varemerekeretten er ikke en formelt avgrenset enerettslov men må ses som utslag av mer 
generelle konkurranserettslige prinsipper som skal fremme den hederlige og lojale 
konkurransene mellom næringsdrivende (jfr. NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med 
motiver fra Varemerkeutredningen II, s.9 og 10). Lov om kontroll med markedsføring og 
avtalevilkår av 16.juni 1972 nr.47 (mfl) §1 første ledd - den såkalte ”generalkausulen”- 
rammer all form for illojal konkurranse. Høyesterett uttalte i Rt. 1998 s.1315 NORGES-IS 
at ”generalklausulen supplerer spesialbestemmelsene i markedsføringsloven og andre lover 
av konkurranserettslig betydning”. I inngrepssaker vil domstolen kunne anvende både 
varemerkeloven og markedsføringsloven når vilkårene for dette foreligger. 
 4
Markedsføringslovens generalklausul vil ikke bli behandlet da den ikke er direkte relevant 
for problemstillingen. Rettsregler kan imidlertid ikke leses uavhengig av det rettslige 
landskap de befinner seg i. Da formålet med rettsreglene i stor grad er sammenfallende 
reserverer jeg meg for det tilfellet at forståelsen av markedsføringslovens bestemmelser kan 
være med på å kaste lys over tolkningen. 
 
1.4 Rettskilder 
Varemerkeloven av 1961 er blitt til gjennom nordisk lovsamarbeid. Den nordiske 
rettsenhetstanken har lenge stått sentralt som tolkningsmoment. Forarbeidene til loven er til 
dels fellesnordiske, og både rettspraksis og litteratur fra nabolandene har kunnet være med 
å kaste lys over forståelsen av den norske bestemmelsen.  
Kodakregelens ordlyd ble endret ved en lovendring i 1995, og bestemmelsen må nå først og 
fremst sees på bakgrunn av våre folkerettslige forpliktelser. 
Ved undertegningen av EØS-avtalen forpliktet Norge seg til å gjennomføre Rådsdirektiv 
89/104/EØF om innbyrdes tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (jfr. 
EØS-avtalen vedlegg XVII punkt 4). Dette ble gjort ved en endringslov til varemerkeloven 
av 27. november 1992 nr. 113, som trådte i kraft samtidig med EØS-avtalen den 1. Januar 
1994. Det har også foregått en utvikling internasjonalt for å bedre beskyttelsen av velkjente 
merker.  Pariskonvensjonen av 20.mars 1883 om ”den industrielle eiendomsrett”, og 
TRIPS-avtalen (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 
inneholder bestemmelser for beskyttelsen av kjente merker Pariskonvensjonen ble tiltrådt 
av Norge med virkning fra 1.juli 1885, og administreres av WIPO (World Intellectual 
Property Organization). TRIPS-avtalen er et vedlegg til, og en integrert del av, avtalen om 
opprettelsen av Verdens handelsorganisasjon (WTO). Norge ratifiserte avtalen 7.desember 
1994. 
Varemerkeutredningen II fremla i september et forslag til ny lov om varekjennetegn med 
motiver, NOU 2001: 8. Utredningen har betydning da den gir en oversikt over gjeldende 
rett, men også fordi den sier noe om hva som trolig vil bli veien videre.  
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1.5 Oppbygging av oppgaven 
Da forståelsen av våre folkerettslige forpliktelser vil få stor betydning for tolkningen av 
bestemmelsen vil jeg innledningsvis redegjøre for den rettskildemessige betydningen av 
disse. Ettersom det dreier seg om en unntaksbestemmelse blir det viktig å sette den i 
sammenheng med hovedregelen. Jeg vil derfor gi en oversikt over varemerkevernets 
omfang før jeg behandler de ulike vilkårene for beskyttelse. Det sentrale vilkåret vil være 
bedømmelsen av om et varemerke er velkjent. Det foreligger her en mer rikholdig praksis 
og litteratur enn tilfellet er med tilleggsvilkåret urimelig utnyttelse eller forringelse. 
Hovedvekten vil derfor bli lagt på tolkningen av dette vilkåret. 
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2 Folkerettslige forpliktelser 
 
2.1 Pariskonvensjonen og TRIPS-avtalen 
Pariskonvensjonen og  TRIPS-avtalen inneholder minimumsbestemmelser for beskyttelse 
av velkjente varemerker (jfr. henholdsvis art. 6bis og art 16.3). 
Vi er derfor ikke forhindret fra å innføre en mer omfattende beskyttelse. Ved 
gjennomføringen ble det ikke ansett for å være nødvendig med lovendringer ettersom norsk 
rett allerede gir et mer vidtgående rettsvern for velkjente merker. Den rettskildemessige 
betydningen følger av presumsjonsprinsippet. Norsk rett antas å stemme overens med våre 
folkerettslige forpliktelser. Konvensjonene setter derfor skranker for tolkningen ved at en 
ikke kan anlegge en tolkning som gir disse merkene dårligere vern enn de som følger av 
disse bestemmelsene. Det vil da måtte konstanteres folkerettsbrudd. 
I den senere tid er det pågått arbeid i WIPO for å skape enhetlige retningslinjer om en 
høynet beskyttelse for velkjente merker i medlemsstatene. I september 1999 vedtok 
generalforsamlingen en anbefaling som gir anvisning på hvordan medlemsstatene bør 
beskytte velkjente varemerker. (”Joint Resolution concerning Provisions on the Protection 
of Well-Known Mark”). Det er kun en anbefaling til medlemstatene, og er således ikke 
folkerettslig bindende. Ettersom den i noen grad gir uttrykk for internasjonal enighet kan 
den likevel være med på å kaste lys over forståelsen av våre konvensjonsforpliktelser.  
 
2.2 Varemerkedirektivet 
Varemerekedirektivet innebærer en delvis harmonisering av medlemsstatenes lovgivninger. 
Av direktivets fortale fremgår det at formålet er å hindre uensartede lovgivninger som kan 
hindre den frie omsetningen av varer og adgangen til å yte tjenester, og forårsake 
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konkurransevridning på det felles markedet (jfr. fortalens første betraktning). Direktivet 
gjelder imidlertid bare registrerte varemerker og registreringssøknader. Til gjengjeld skal 
både vilkårene for registrering og rettsvirkningene av varemerkeregistreringer være 
identiske i alle medlemsstatene (jfr. fortalens niende betraktning). I forarbeidene til 
gjennomføringsloven ble det fremhevet at ”ved tolkningen av varemerkeloven må det i 
fremtiden legges vesentlig vekt på forholdet til direktivet”.2  
Direktivet inneholder en bestemmelse som gir medlemsstatene mulighet til å gi en mer 
omfattende beskyttelse for velkjente merker. Art. 5.2 lyder: ”Any Member State may also 
provide that the propreritor shall be entiteled to prevent all third parties not having his 
consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the 
trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the 
trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where 
use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the 
distinctive character or the repute of the trade mark”. Siden bestemmelsen kun er 
obligatorisk (jfr. ”may…provide”) pålegger den altså ikke medlemsstatene å gi en slik 
utvidet beskyttelse. En kan da sette spørsmål ved om direktivets kodakregel er omfattet av 
harmoniseringsformålet eller om medlemstatene selv kan fastsette hvilken beskyttelse 
velkjente merker skal gis? Spørsmålet ble forelagt EF-domstolen i sak C-408/01 
Adidas/Fitnessworld avgjort 23.okt 2003. Domstolen uttaler her at; ”where a Member State 
exercises the option provided by Article 5(2) of the Directive, it must grant to the 
properitors of marks with av reputation a form of protection in accordance with that 
provisison.” …”The Member State's option thus relates to the principle itself of granting 
greater protection to marks with a reputation, but not to the situations covered by that 
protection when the Member State grants it.” (jfr. premiss 18 og 20). Jeg forstår disse 
uttalelsene slik at når vi først har innført et mer utvidet vern for velkjente merker må vi 
holde oss innenfor de grensene som direktivbestemmelsen oppstiller. Det kan ikke gis en 
                                                 
2 Ot.prp 72 (1991-92). Om lov om lovvalg i forsikring, lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens 
vedlegg V punkt 2 om fri bevegelighet for arbeidstakere m.v innenfor EØS og lov om endringer i enkelte 
lover som følge av EØS-avtalen s. 55. 
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beskyttelse som gir et mer begrenset vern, og heller ikke en beskyttelse som går lenger enn 
det direktivet tillater. Direktivbestemmelsen vil derfor bli retningsgivende for tolkningen. 
 
2.3 Tolkning av direktivregulert lovgivning 
Det følger av EØS-avtalens art 129 nr. 1 annet ledd at alle språkversjoner av direktivet er 
autentiske og likestilte. Som følge av variasjonene mellom de ulike språkversjonene får 
ordlyden en mer begrenset vekt som tolkningsmoment enn det som tradisjonelt er vanlig 
etter norsk rett. Av Ef-domstolens praksis fremgår det at system- og formålsbetraktninger 
spiller en stor rolle ved tolkning av EF-rettslige bestemmelser (Arnesen 1995 avsnitt 4.3 og 
4.4). Skal målet om rettshomogenitet nås vil praktiseringen av direktivteksten være 
avgjørende. Etter EØS-avtalen art. 6 (jfr. art. 2 a) skal de bestemmelser i avtalen og i 
vedleggene til den som er materielt identiske med bestemmelser i EF-retten, tolkes i 
samsvar med de avgjørelser av EF-domstolen som var truffet på det tidspunkt da avtalen 
ble undertegnet – dvs. 2.mai 1992. Bestemmelsen i art. 6 skal, ifølge EØS-loven av 27. 
November 1992 nr. 109 §1, gjelde som norsk lov. Praksis fra EF-domstolen yngre enn 
2.mai 1992 er derfor ikke formelt bindende for Norge. Høyesterett har imidlertid uttalt i Rt. 
2000 s. 391 GOD MORGON at direktivets harmoniseringsformål tilsier at også nyere 
praksis fra EF-domstolen skal tillegges stor vekt ved tolkningen av varemerkeloven. ”Der 
det foreligger praksis fra EF-domstolen, vil denne som regel utgjøre det helt sentrale 
grunnlaget for tolkningen … I praksis vil rettsanvendelsen i slike tilfeller mer dreie seg om 
å klarlegge innholdet i de retningslinjene EF-domstolen har gitt, enn å studere mer 
tradisjonelle rettskildefaktorer, som regeltekst, forarbeider osv” (Lassen og Stenvik 2003 s. 
28). Direktivbestemmelsen må ses i sammenheng med EFs forordning 40/94 om 
fellesskapsvaremerker. Forordningen har etablert et system for registrering av EF-
varemerker som har enhetlig virkning i hele unionen. I art. 8, 5 finner vi en tilsvarende 
bestemmelse som i direktivet. Forordningen administreres av OHIM (Office for 
Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Appellkamrene utgjør 
øverste instans, og avgjørelsene her kan ankes til Førsteinstansretten for EF, og videre til 
EF-domstolen. EF-domstolen har den definitive kompentanse ved tolkningen av begge 
regelsett, og praksis knyttet til forordningen kan derfor være relevant for tolkningen av 
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direktivet Mangler det avklarende praksis fra EF-domstolen, utgjør de lavere 
konvensjonsorganers avgjørelser det beste grunnlaget for en enhetlig praksis innenfor 
Fellesskapet. Etablert praksis fra OHIM og Førsteinstansretten vil derfor kunne få betydelig 
– om enn ikke alltid avgjørende (jfr. Rt. 2002 s. 396 GOD MORGON).  Man må imidlertid 
anvende denne praksisen med varsomhet så lenge det rettssyn de lavere 
konvensjonsorganene bygger på ikke er bekreftet av EF-domstolen.  
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3 Oversikt over varemerkevernets omfang 
 
3.1 Hovedregelen om enerettens utstrekning 
Hovedregelen etter norsk rett er at eneretten ikke strekkes lenger enn til situasjoner hvor 
det antas å foreligge forvekslingsrisiko. Varemerkeloven oppstiller forbud mot å ta i bruk 
eller registrere forvekselbare varemerker (jfr. vml. §4 og §14(1) nr. 6 og 8). Hvorvidt to 
varemerker er ”egnet til å forveksles” beror på et kombinasjonsforhold mellom graden av 
kjennetegnslikhet, og graden av vareslagslikhet (jfr. vml. §4 siste punktum og §6(1) første 
punktum). De to likhetsforholdene skal ikke bedømmes isolert og uavhengig av hverandre. 
Det skal foretas en helhetsvurdering. Spørsmålet blir om varemerket M, er egnet til å 
forveksles med tegnet M’, når M brukes for eller søkes registrert for varen V, og M’ brukes 
eller søkes registrert for varen V’. Forveksling kan forstås i snever og vid forstand. Med 
forveksling i snever forstand menes det at publikum, på grunn av likheten mellom 
varemerkene, forveksler den ene varen med den andre eller tror de har samme 
kommersielle opprinnelse. Ved forveksling i vid forstand forveksler ikke publikum varene 
eller tror de har den samme kommersielle opprinnelse. Det avgjørende er at den kombinerte 
likheten mellom merkene og vareslagene leder dem til å tro at det er en eller annen form for 
kommersiell forbindelse mellom produktene. For eksempel har den utstrakte praksisen med 
lisensiering av varemerker medført at publikum nå langt oftere enn tidligere er blitt vant til 
at kjente varemerker blir brukt for artsfremmede vareslag. Når MARLBORO brukes for 
klær vil man ikke komme på tanken om at sigaretter og klær produseres på de samme 
stedene. Det vil likevel oppstå forestillinger en kommersiell forbindelse. Norsk 
kjennetegnsrett antas å beskytte varemerker også mot forveksling i vid forstand.  Denne 
forvekslingsstandarden tilgodeser merkeinnehaverens interesse i å beholde merket for seg 
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selv. Samtidig strekkes ikke beskyttelsen så langt at det legges urimelige bånd på andre 
næringsdrivendes behov for tilgang til nye merker. 
 
3.2 Vml. §6(2) 
Det er flere hensyn som er med på å begrunne en utvidet beskyttelsesfære for velkjente 
merker. Ønsket om å hindre snylting på varemerkets renommé står sentralt. Selv om ikke 
publikum blander sammen varemerkene eller innehaverene kan likhetene mellom merkene 
være så stor at det yngre merket drar veksler på det eldre merkets omdømme. Det ligger 
ofte betydelige reklameverdier i kjente varemerker som det kan være fristende for andre 
næringsdrivende å utnytte. Ved å legge seg tett opp til det kjente merket kan noen av de 
positive assosiasjonene smitte over på den yngre merkeinnehaverens produkter.  
Markedsverdien på varene vil kunne øke uten at det skyldes egen innsats eller 
investeringer.  
Det har også blitt vist til at varemerkets anseelse kan bli svekket hvis merket blir tatt i bruk 
på mindreverdige varer. Som Knoph har sagt det ; ”Kaller man en stinkador av en cigar for 
”Rolls Royce”, smitter dens renommé alltid litt av på bilens” (Åndsretten, Oslo 1936, s. 
450, note 2). Brukes varemerket på flere vareslag vil også merkets evne til å gi umiddelbare 
assosiasjoner til innehaverens produkter kunne bli mindre. Dette gjelder uavhengig av om 
det finner sted en forveksling. Varemerkets blikkfangeffekt svekkes ved at 
kjennetegnsvirkningen vannes ut (jfr. SOU 1958: 10.  s.135). 
Videre har det blitt pekt på at merkeinnehaverens ekspansjonsmuligheter vil begrenses. 
Innehaveren vil ofte være interessert i å kunne utvide bruken til flere vare og tjenesteslag. 
Er merket kjent for kvalitet har også hensynet til å hindre villedelse av forbrukerene blitt 
trukket frem. Disse hensynene kan ikke i seg selv begrunne et mer utvidet vern kun for 
kjente varemerker. Beskyttelse av goodwill er grunnleggende i all kjennetegnsrett, og 
enhver merkeinnehaver vil ha interesse i at merket ikke blir påført badwill eller blir 
utvannet som følge av bruk på andre vareslag. Men jo mer kjent merket er jo sterkere vil 
hensynene gjøre seg gjeldende ved at de økonomiske interessene som er knyttet til merket 
øker.  
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Gjennom formulering ”skal … anses egnet til å forveksles” gjør derfor vml §6(2) et unntak 
fra den alminnelige hovedregelen om forvekslingsrisko. Det er i stedet tilleggsvilkårene 
”urimelig utnyttelse eller forringelse av anseelse” som må oppfylles. Ordlyden i 
varemerkedirektivet gir i likhet med den norske lovbestemmelsen ikke anvisning på noen 
forvekselbarhetsvurdering når vernets omfang skal fastslås. EF-domstolen har i sak C-
425/98 Adidas, Sml. 2000 s. I-4861 gjort det klart at anvendelsen av direktivbestemmelsen 
ikke er avhengig av om det foreligger forvekslingsrisko (premiss 36). Det må imidlertid 
foreligger en; ”connection between the sign and the mark” (min. uth) (jfr. sak C-408/01 
Adidas/Fitnessworld). Begrunnelse for et slikt kriterium var at når det foreligger en 
urimelig utnyttelse eller forringelse av merkets særpreg eller renommé, så forutsetter dette 
per definisjon at omsetningskretsen forbinder tegnet og varemerket og tror det foreligger en 
forbindelse. Kriteriet blir ikke nærmere presisert i dommen. Det er etter mitt skjønn uklart 
hvordan uttalelsen skal forstås. Et minstekrav må ihvertfall være at det foreligger såkalt 
risko for assosiasjon. Det vil si at synet av det yngre merket fremkaller minnet om det eldre 
merket.  
I henhold til direktivteksten kommer bestemmelsen bare til anvendelse på ”goods or 
services which are not similar”. Den norske lovteksten er mer åpen ved bruk av ”selv om”. 
EF-domstolen har i sak C-292/00 DAVIDOFF (9. januar 2003) uttalt at bestemmelsen kan 
anvendes også der varene er likeartet. Skulle man tatt direktivteksten på ordet ville dette 
medført at velkjente merker ville fått et svakere vern ved bruk på likeartede varer enn ved 
bruk som ikke er likeartet. 
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4 Bedømmelsen av om et varemerke er velkjent 
 
4.1 Utgangspunkter for vurderingen 
Grunnvilkårene for beskyttelse er at varemerket er ”velkjent” og har ”anseelse(goodwill)”. 
Varemerkedirektivet oppstiller kun ett kriterium. Av den norske direktivteksten fremgår det 
at merket må være ”særlig kjent”. Det foreligger imidlertid  en del variasjoner mellom de 
ulike språkversjonene av direktivet. Den engelske versjonen bruker uttrykket ”reputation”, 
den tyske ”bekannt ist”,  den svenske ”är känt”, den danske ”renommeret” og den franske 
versjonen ”jouit d'une renommée”.  
EF-domstolen uttalte seg for første gang om forståelsen av direktivbestemmelsen i sak C-
375/97 CHEVY (Sml. 1999 s. I-5421). I den underliggende tvisten var spørsmålet om 
merket CHEVY for rengjøringsmidler gjorde inngrep i eneretten til det kjente merket 
CHEVY for motorkjøretøy. Den belgiske domstolen forela spørsmålet om tolkningen av 
kriteriet ”has a reputation”. Domstolen uttalte at man ikke kan betrakte de ulike 
språkversjonene som uttrykk for reelle uoverenstemmelser. Direktivet skal tolkes ensartet, 
og må da forstås slik at det kreves en viss bekjenthetsgrad. Kravet er oppfylt når merket er 
”kendt af en betydelig del af den offentlighet, der er relevant for de varer eller 
tjenseteytelser, der er dækket af dette mærke”(jfr. premiss 26). 
Et naturlig utgangspunkt for drøftelsen nedenfor vil være å klarlegge de retningslinjene 
som ble gitt i denne avgjørelsen. Uttalelsen reiser tre hovedspørsmål. For det første hvem 
som må kjenne til merket? Nærmere bestemt hvem som utgjør den relevante 
offentligheten? For det andre hvilken grad av kjennskap som  kreves? Dette vil avhenge av 
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hva som kan sies å ligge i uttrykket en ”betydelig del”. Det siste er spørsmålet om hvor 
merket må være kjent? Dette har jeg valgt å kalle merkets geografiske område. 
 
4.2 Den relevante offentligheten 
 
4.2.1 Kjennskap må foreligge i omsetningskretsen 
Den tidligere kodakregelen stilte opp et tilleggsvilkår om at merket måtte være kjent i vide 
kretser. Altså et krav om kjennskap blant almenheten generelt (jfr. Innst. 1958 s. 17). 
Hverken ordlyd eller forarbeider gir holdepunkter for at dette også gjelder etter den nye 
bestemmelsen. Hovedregelen etter norsk rett er at det er ”i den alminnelige omsetning” 
kjennetegnene ikke må være egnet til å forveksles (jfr. vml. §4 første ledd sist punktum). Et 
annet navn på den alminnelige omsetningen er omsetningskretsen. Omsetningskretsen er 
”den krets slike varer som det gjelder falbys til eller avtas av – de forbrukere, brukere eller 
mellomhandlere som er (aktuelle eller potensielle) avtagere eller formidlere av slike varer 
eller tjenester.” (jfr. Lassen og Stenvik, 2003 s.212). Det er med andre ord ikke 
befolkningen i sin alminnelighet som vil være avgjørende. Det samme gjelder for merker 
som gjør krav på innarbeidelsesvern etter vml. §2(2). Hensyn skal her tas til kjennskapen 
”innen vedkommende omsetningskrets”. Dette harmonerer bra med EF-domstolens 
tolkning av direktivbestemmelsen. Merket må være kjent blant ”den offentlighet, der er 
relevant for de varer eller tjenseteytelser, der er dækket af dette mærke”. Denne tolkningen 
vil også stemme overens med TRIPS-avtalen. Det er ”blant den berørte del av allmenheten” 
kjennskap må foreligge. WIPO-rekomansdasjonen bruker til sammenligning utrykket ”the 
relevant sector” (jfr. art. 2(2)). Da ikke noe peker i en annen retning må bestemmelsen 
forstås slik at det er kjennskapen i omsetningskretsen som vil være avgjørende. Nedenfor 
vil jeg derfor bruke uttrykket omsetningskretsen som synonymt med den relevante 
offentligheten. 
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4.2.2 Hvem utgjør den relevante omsetningskretsen? 
Varer har ofte ulike avtagerkretser. Produktene vil gå igjennom flere distribusjonsledd før 
de når frem til de endelige konsumentene. Det vil si de som varene er ment å tilfredstille 
behovne hos. Varene kan også ha ulike bruksformål, eller ulike kjøpergrupper. Den 
relevante omsetningskretsen ”kan enten være den brede offentlighed eller en mere 
spcialiseret kreds, f.eks et bestemt fagligt miljø”. (jfr. CHEVY-avgjørelsen premiss 24). 
Domstolens uttalelse må etter mitt skjønn forstås slik at det ikke bare er de endelige 
avtagerene av varene som kan være relevante. Også tidligere distribusjonsledd omfattes. En 
svekkelse av varemerkets anseelse kan være like skadelig for innehaveren selv om det skjer 
på forhandlernivå. Hvem som utgjør den relevante omsetningskretsen må avgjøres konkret 
i hver enkelt sak. Det avgjørende vil være hvem som er målgruppen for produktene eller 
markedsføringen retter seg mot. Dette vil igjen være avhengig av karakteren på varene. For 
vanlige husholdningsvarer som f.eks tannkrem vil store eller hele deler av befolkningen 
utgjøre omsetningskretsen. For mere spesielle varearter, f.eks traktorer, er det en mindre 
gruppe. For noen varer finnes det en snevrere omsetningskrets ”inne” i den mer generelle. 
For eksempel kan det tenkes at innehaveren av et klesmerke retter markedsføringen sin mot 
en bestemt gruppe merkebevisste kjøpere. Det vil da ikke være kjøpere av klær generelt 
som utgjør omsetningskretsen, men de aktuelle eller potensielle kundene merket retter seg 
mot. For noen produkter er ikke de endelige konsumentene målgruppen. For eksempel kan 
det ved legemidler være apotekene og ikke forbrukerene som er målgruppen for varene, og 
som dermed utgjør omsetningskretsen. 
 
4.3 Graden av kjennskap 
 
4.3.1 En betydelig del 
Kriteriet en betydelig del synes å gi anvisning på en viss terskel for hvor stor grad av 
kjennskap som kreves, men domstolen ga ingen nærmere anvisning på hva som ligger i 
dette utrykket. Det ble tatt avstand fra å fastsette bestemte prosentgrenser (jfr. premiss 26). 
For å fastslå om en merke er velkjent skal man ved vurderingen ”tage hensyn til alle sagens 
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relevante omstændigheter, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den 
geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket, samt størrelsen af de 
investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket” (jfr. premiss 
27). Det gis således anvisning på en bred sammensatt vurdering. Her tar man hensyn til at 
”velkjent” er et dynamisk vilkår. Om vilkåret er oppfylt vil variere etter 
markedsforholdene. WIPO anbefalingen gir  til sammenligning anvisning på samme type 
Det er ikke rart da vurderingstemaet under alle omstendigheter er det samme. 
Et varemerke som er velkjent må normalt oppfylle lovens krav til innarbeidelsesvern. 
Utrykket ”godt kjent” synes å gi anvisning på en lavere terskel enn ”kendt av en betydelig 
del af omsetningskretsen”. Av forarbeidene til vml. §6(2) fremgår det imidlertid at ordene i 
lovteksten er valgt for ikke å utelukke at merket kan oppnå utvidet vern selv om det ikke er 
klart at innarbeidelse som definert i vml.§2(2) foreligger (jfr. Ot.prp. 59 (1994-95) s. 105). 
En kan imidlertid vanskelig tenke seg at merker som ikke er innarbeidet vil oppfylle lovens 
krav.  På den annen side kan en ikke anlegge en tolkning som setter strengere krav enn 
TRIPS-avtalen. TRIPS avtalen gir beskyttelse for merker som er ”vitterlig kjente” i 
Pariskonvensjonens forstand. Ordlyden synes å indikere at det kreves en større grad av 
kjennskap for at merke skal anses for å være ”vitterlig kjent” enn ”velkjent”. Også her er 
det variasjoner mellom de ulike språkversjonene. I internasjonal juridisk teori er disse 
merkene blitt karakterisert som ”marks which are known to a substantial segment of the 
relevant public”. En uttalelse av domstolen i CHEVY-avgjørelsen indikerer at det stilles 
lavere krav for at et merke skal anses som ”velkjent” i direktivets forstand; ”a trade mark 
with a reputation within the meaning of Article 5(2) of the Directive is to be interprted as 
meaning a mark which is known to a significant part of the relevant sectors of the public, 
but which need not attain the same degree of renown as a mark which is well known within 
the meaning of the Paris Convention.” (min uth.). Det kan derfor synes som om terskelen 
for beskyttelse ligger et sted imellom ”godt kjent” og ”vitterlig kjent”. 
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4.3.2 Stilles det krav til kjennskapens karakter? 
 
Etter ordlyden i vml §6(2) er det ikke nok at merket er velkjent. Det må også ha ”anseelse 
(goodwill)”. Forarbeidene uttaler at ”det må foreligge forhold – f.eks en særlig sterk 
innarbeidelse – som gir en goodwillverdi noe ut over den de helt ordinære varemerkene 
gjerne har, eller f.eks en spesiell sårbarhet” Det ligger imidlertid ikke i dette kravet noen 
forutsetning om at kjennetegnets anseelse må ha positiv karakter. Bestemmelsen skal også 
verne kjennetegn som har en anseelse av negativ eller nøytral karakter ( jfr. Ot.prp. 59 
(1994-95) s. 105 og 21). Det kan umiddelbart synes som om disse uttalelsene setter visse 
om enn beskjedne krav til karakteren på den kjennskapen som må foreligge. 
Varemerkedirektivet og TRIPS avtalen synes ikke på samme måte å gi grunnlag for noen 
tilsvarende vurdering. Det avgjørende for om vilkåret er oppfylt er helt enkelt om 
tilstrekkelig kjennskap foreligger. Hensynet til rettshomogenitet taler for å se bort fra 
forarbeidenes uttalelser på dette punktet. Skal man ta forarbeidene på ordet her kan det 
synes som om den norske regelen stiller strengere krav enn direktivet gir anvisning på. Om 
et varemerke har opparbeidet seg goodwill og hva denne eventuelt går ut på vil imidlertid 
få betydning ved vurderingen av om det foreligger en ”urimelig utnyttelse eller forringelse” 
(jfr. nedenfor under pkt. 6.5.3). Det er verdt å nevne at i det nye lovutkastet som foreligger 
vil ordlyden bli lagt nærmere opp til direktivteksten. Det opereres her kun med kriteriet 
”velkjent”. 
 
4.4 Det geografiske området 
Varemerket må være kjent ”her i riket”. Direktivet stiller på samme måte krav om 
kjennskap ”in the Member State”. Det kreves imidlertid ikke at merket har vært i bruk her i 
landet. Et merke kan bli velkjent selv om varene ikke omsettes her. Økt reiseaktivitet, 
internasjonale magasiner, og en generell globalisering av verdenshandelen gjør at vi får 
kjennskap til internasjonale merker på en helt annen måte enn tidligere. Kjennskapen 
trenger imidlertid ikke å foreligge i hele landet. EF-domstolen uttalte i CHEVY-
avgjørelsen at det er nok at kjennskap foreligger i en vesentlig del av medlemsstaten (jfr. 
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premiss 28). Hvordan denne uttalelsen skal forstås er noe uklart. Utgangspunktet er klart. 
Merker som bare er helt lokalt innarbeidet vil aldri kunne anses for å være velkjente. 
Vanskelighetene kommer i grensetilfellene. Er for eksempel et merke som er kjent på 
østlandet velkjent? Det er i hvert fall klart at det neppe er hensiktsmessig å se areal og 
folketall uavhengig av hverandre. Det geografiske omfanget av kjennskapen vil også få 
betydning som et moment i vurderingen av om merket er kjent blant en betydelig del av 
omsetningskretsen. Omfanget av bruken vil ha nær sammenheng med hvor et merke er 
kjent. Det blir derfor viktig å se sammenhengen mellom de ulike kriteriene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
  
5 Beskyttelsesobjektet 
 
5.1 Anseelse (goodwill) 
Det er varemerkets anseelse som etter lovens ordlyd beskyttes. Hva som ligger i dette blir 
ikke nærmere presisert i forarbeidene. Anseelse kan forstås synonymt med renommé eller 
omdømme. Dette samsvarer med den engelske direktivtekstens bruk av utrykket ”repute”. 
Med goodwill forstås velvilje. Goodwill trenger ikke nødvendigvis å være rettet mot 
varemerket. Det kan også knytte seg til produktene eller selve bedriften. Rettslig sett er det 
bare varemerkets goodwill som omfattes. I praksis vil det imidlertid være vanskelig å skille 
mellom de ulike formene for goodwill. Hvis et merke har opparbeidet seg et særlig 
renommé for kvalitet vil det ofte være på grunn av forbrukerenes positive erfaringer med 
produktene.  Et varemerke kan være bærer av en rekke budskaper. Det trenger ikke 
nødvendigvis å signalisere kvalitet eller eksklusivitet, men det kan også være tilknyttet en 
image eller vekke andre positive assosiasjoner hos forbrukerene. Gjennom markedsføring 
blir det ofte forsøkt å tilknytte positive assosiasjoner eller et bestemt image til varemerket. 
For eksempel spiller innehaverene av FREIA på nasjonalfølelse, norsk natur og friluftsliv i 
sin markedsføring. I den grad de lykkes med dette vil, også disse assosiasjonene være en 
del av merkets anseelse.  Goodwill er som oftest resultat av årelang innsats i oppbygging av 
merket gjennom markedsføring og kvalitetskontroll med produktene. Varemerkeretten skal 
skal gi beskyttelse for merkets egenverdi, i tillegg til dets individualiseringsevne og 
garantifunksjon. 
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5.2 Varemerkets særpreg 
 
Etter direktivets ordlyd er også varemerkets særpreg beskyttet (jfr. ”repute or distinctive 
character”. Dette fremgår ikke like klart av den norske lovteksten. Av forarbeidene fremgår 
det imidlertid at et av formålene med regelen er å hindre utvanning av merkets særpreg. 
Dette formålet kan ikke nås hvis man tar lovteksten på ordet. Etter det nye lovforslaget som 
foreligger vil bestemmelsen utrykkelig nevne at også merkets særpreg omfattes. Det er her 
ingen holdepunkter for at meningen har vært å gjøre noen reell endring i rettstilstanden. 
Under alle omstendigheter bør utrykket ”anseelse(goodwill)” av hensynet til rettsharmoni 
forstås slik at det også omfatter varemerkets særpreg. 
Merket særpreg reflekteres i den evnen det har til å konsentrere forbrukerenes 
oppmerksomhet på produktene. Det er således knyttet til merkets 
individualiseringsfunksjon. Hvor særpreget et merke er vil avhenge av to faktorer. Graden 
av opprinnelig særpreg og graden av ervervet særpreg. Med opprinnelig særpreg menes det 
hvor fantasifullt merket er. Et fantasifullt merke som for eksempel PEPSI vil feste seg 
lettere i forbrukerenes bevissthet enn et mer beskrivende merke. Med ervervet særpreg 
forstås hvor innarbeidet merket er på markedet. Et varemerke kan ha et sterkt ervervet 
særpreg selv om det er beskrivende for de produktene det brukes på. Et eksempel på dette 
er KENTUCKY FRIED CHICKEN. Et særpreget merke vil ha en mer omfattende 
beskyttelse allerede i kraft av hovedregelen om forvekslingsrisko. Særpreg tillegges bl.a 
vekt ved vurderingen av om det foreligger vareslagslikhet etter §6(1)1.pkt. Jo mer 
særpreget merket er jo bredere varespektrum får det beskyttelse for. 
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6 Urimelig utnyttelse eller forringelse 
 
6.1 Innledning 
Formålet med vml. §6(2) er ikke å gi ethvert velkjent merke en automatisk og absolutt 
beskyttelse mot bruk på ethvert vareslag. Dette vil kunne skape monopoltilstander som er 
uforenelig med hensynet til å sikre en sunn konkurranse mellom næringsdrivende. Vernet 
begrenses derfor til tilfeller hvor det foreligger en ”urimelig utnyttelse eller forringelse av 
merkets anseelse”. Et  første spørsmål som reiser seg når man leser bestemmelsen er 
hvorvidt urimelighetskriteriet relaterer seg kun til utnyttelsen eller om det også kvalifiserer 
forringelsen? Ordstillingen i direktivet synes å tilsi at det bare er utnyttelsen som trenger å 
være urimelig (jfr. ”takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character 
or the repute of the trade mark”). Det er usikkert om denne forskjellen vil ha noen praktisk 
betydning. Men hensynet til rettsharmoni taler imidlertid for å lese loven slik at ”urimelig” 
refererer kun til ”utnyttelse, ikke til ”forringelse”.  
 EF-domstolen har ennå ikke kommet med noen uttalelser om hvordan vilkåret skal forstås. 
I de norske forarbeidene gis det imidlertid anvisning på en helhetsvurdering: ”Alt i alt 
forutsettes bestemmelsen … å åpne for en nokså bred rimelighetsvurdering, der det er 
særlig viktig å være oppmerksom på at utstrekningen av det utvidede vernet forutsettes å 
variere etter omstendighetene i den konkrete sak. Det kan dreie seg om å utvide vernet til 
noen få varegrupper som ikke kan sies å være av lignende slag, men som likevel er meget 
nærliggende, eller en bredere utvidelse – f.eks til jern- og metallprodukter av enhver art -, 
eller, for de ”store” verdensmerker, kanskje endog til alle varer og/eller tjenester” (Ot. prp. 
59 (1994-95) s. 105, uth. der, jfr. s.21). Den norske oversettelsen av direktivteksten bruker 
uttrykket ”utilbørlig”. Det foreligger imidlertid bedre overensstemmelse når man foretar en 
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sammenligning med den engelske versjonen. ”Unfair” må sies å gi anvisning på et lavere 
krav, og samsvarer bedre med den norske lovtekstens bruk av ordet urimelig. Utrykket må 
ses på bakgrunn av endringen av konkurranselovens forbud mot utilbørlig konkurranse til 
markedsføringslovens forbud mot handlinger som strider mot ”god forretningsskikk”. 
Endringen medførte at den tidligere kodakregelens bruk av utrykket utilbørlig ble erstattet 
av ”urimelig” ved lovendringen i 1995. Dette skjedde for å tilpasse lojalitetskravet til 
markedsføringslovens generalklausul. Varemerkeutredningen viste til Birger Stuevold 
Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 1.utg., 1989, og siterte følgende fra s. 256: 
”Kodakregelens utibørlighetskrav må modifiseres slik at regelen tilpasses den nye 
generalklausulens lojalitetsnorm; det kan ikke være rimelig å anta at en utnyttelse som klart 
rammes av generalklausulen ikke er en så grovt illojal handling at ”kodakreglen” kan 
komme til anvendelse.” I og med at formålet var å tilpasse kravet til markedsføringslovens 
generalklausul kan praksis omkring denne bestemmelsen være med på å kaste lys over 
forståelsen av regelen. I MOZELL-dommen ble det uttalt at kriteriet ”god 
forretningsskikk” ga anvisning på en viss terskel, og at ”denne vil kunne variere med de 
konkrete omstendigheter”. 
Det er vanskelig å si noe konkret om forståelsen av vilkåret før EF-domstolen har kommet 
med klargjørende praksis. Bestemmelsen har tre hovedformål. Den skal gi vern mot 
utvanning av merkets særpreg, forringelse av merkets anseelse og utnyttelse av merkets 
anseelse eller særpreg. Jeg vil derfor først si gi en generell redegjørelse av de ulike 
typetilfellene, og deretter si litt om hvilke momenter som kan gjøre seg gjeldende ved 
vurderingen. 
 
6.2 Utvanning av merkets særpreg 
Med forringelse forstås en svekkelse eller reduksjon. Direktivet bruker ordet ”detrimental” 
som kan oversettes med skadelig. En forringelse av merkets særpreg oppstår når 
varemerket ikke lenger gir umiddelbare assosiasjoner til merkeinnehaverens produkter. 
Dette kan skyldes at andre en innehaveren bruker det samme eller et lignende merke for 
andre produkter. Det trenger ikke nødvendigvis medføre fare for forveksling med hensyn til 
produktenes kommersielle opprinnelse. Skaden inntreffer når merkets evne til å stimulere 
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kundene til å kjøpe innehaverens produkter blir mindre. Ved vurderingen er det to hensyn 
som gjør seg gjeldene. Hensynet til merkeinnehaveren, og hensynet til at andre 
næringsdrivende har en rimelig merketilgang.  
Enhver bruk av identiske eller lignende merker vil i noen grad kunne svekke merkets 
særpreg. Det vil ofte være vanskelig å føre bevis for at det har funnet sted en forringelse av 
særpreget. Dette skyldes at vurderingen nødvendigvis må få et visst spekulativt preg. Tap 
av evnen til å vekke umiddelbare assosiasjoner, herunder avledete kunder, vil ofte ikke vise 
seg før det er gått veldig lang tid. Førsteinstansretten uttalte i en avgjørelse 25. mai 2005, 
knyttet til den tilsvarende bestemmelsen i forordningen (sak T-67/04) at ”it should be made 
clear that the proprietor of the earlier mark is not required to demonstrate actual and present 
harm to his mark. He must however adduce prima facie evidence of a future risk, which is 
not hypothetical, of unfair advantage or detriment”. Det må med andre ord føres konkrete 
argumenter for en utvanningsrisiko. I en avgjørelse av OHIMs tredje appellkammer om 
varemerket HOLLYWOOD, knyttet til den tilsvarende regelen i Varemerkeforordningens 
art. 8, 5 (sak R 283/199-3, avgjort 25. april 2001), ble det uttalt at: ”Zero or virtually zero 
dilution will not suffice…” (avsnitt 112).  
 
 
6.3 Forringelse av merkets anseelse 
En svekkelse av varemerkets anseelse kan oppstå når det blir brukt på varer som gir 
assosiasjoner som er uforenelig med det eldre merkets anseelse. Dette kan skyldes at 
merket enten blir brukt på varer av mindreverdig kvalitet, eller at merket innehar en spesiell 
sårbarhet som gjør at det fremkaller uheldige assosiasjoner når det brukes på mer robuste 
vareslag. Som eksempel er det vist til at det ville være uheldig hvis FREIA ble brukt for 
rottegift. Skade på det eldre merkets anseelse kan også forekomme i situasjoner hvor 
varemerket blir brukt i en nedsvertende eller upassende sammenheng, f.eks ved parodier 
som ENJOY COCAINE. 
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6.4 Utnyttelse av merkets anseelse 
Utnyttelse av anseelse eller særpreg dekker tilfeller av ”free riding” hvor det yngre merket 
trekker veksler på det eldre merkes berømthet for å øke verdien på sine egen produkter. Det 
ligger ofte betydelige goodwillverdier i velkjente varemerker som det kan være fristende 
for andre å utnytte. Renommésnylting kan forekomme selv om det ikke medfører en 
svekkelse av merkets særpreg eller reklameverdi. Mostert nevner som eksempel en tysk 
høyesterettsdom hvor varemerket ROLLS ROYCE ble nektet brukt for å markedsføre et 
Whisky produkt. Bruken ville ikke medføre noen svekkelse av merkets anseelse da 
produktet ikke ga assosiasjoner som var uforenlig med imaget til merket. Det kunne heller 
ikke sies å utvanne merkets særpreg da reklamen ikke svekket de eksklusive assosiasjonene 
som forbindes med merket ROLLS ROYCE. 
Appellkammeret uttalte i HOLLYWOOD avgjørelsen at det må fremlegges; ”evidence of 
the existence of a serious likelihood that unfair advantage will be taken of the distinctive 
character or the repute of the earlier trade mark” (premiss 122) Uttalelsen gjelder 
situasjoner ved registrering, der utnyttelsen ennå ikke er skjedd. Det må likevel antas at det 
samme gjelder hvor utnyttelse påstås å ha skjedd. I motsatt fall ville vernet forhindret 
enhver bruk og registrering av et yngre identisk tegn. Det er på den andre siden ikke 
nødvendig å vise at bruken er skadelig for hans økonomiske interesser. For i de fleste saker 
vil utnyttelsen av særpreg først og fremst ramme den yngre merkeinnehaverens 
konkurrenter som handler med samme varer som han. Men økonomisk tap for den eldre 
merekinnehaveren kan ikke utelukkes, spesielt når det kan påvirke handelsplaner eller 
hindre planer om ekspansjon. 
6.5 Momenter ved vurderingen 
 
6.5.1 Betydningen av ond tro 
Det ble fremhevet i forarbeidene til den tidligere kodakbestemmelsen at ”Noe bevis for at 
den nye bruker har vært i ond tro eller hatt til hensikt å utnytte det eldre merkets goodwill 
eller å skade, kreves ikke” (jfr. Inst. 1958 s.17, uth. der) Det er imidlertid klart at når det 
henvises til en rimelighetsvurdering vil dette få betydning. Saker om velkjente varemerker 
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er ofte et spørsmål om god eller ond tro. Er man klar over likheten med det velkjente 
merket og eventuelt har til hensikt å utnytte anseelsen, foreligger det liten 
beskyttelsesverdig interesse. På den annen side er det ikke nok å påvise urimelig atferd. Det 
må også foreligge en utnyttelse av goodwill. Det er imidlertid vanskelig å bevise 
tilegnelseshensikt. En må ofte konkludere utifra objektive omstendigheter i saken.  
 
6.5.2 Forholdet mellom merkene 
Kodakregelen er tradisjonelt blitt oppfattet som et unntak fra kravet om vareslagslikhet, og 
berører ikke spørsmålet om kjennetegnslikhet (jfr. ”kjennetegn som ligner hverandre”).3 
Akkurat som ved den alminnelige forvekselbarhetsvurderingen vil imidlertid graden av 
kjennetegnslikhet få betydning ved vurderingen av hvorvidt det foreligger en forbindelse 
mellom merkene som kan tenkes å svekke merkets særpreg eller omdømme. Jo likere 
merkene er jo større sannsynlighet er det for at det eldre varemerket blir påført slitasje, og 
jo nærmere den yngre merkeinnehaveren legger seg opp til det velkjente merket jo større 
mulighet vil det være for å utnytte anseelsen. Kjennetegnslikheten må vurderes på grunnlag 
av alminnelige kjennetegnsrettslige prinsipper om visuell og foenetisk likhet. 
 
 
6.5.3 Graden av særpreg og innarbeidelse 
Varemerkets særpreg vil være et viktig moment ved vurderingen. 
I sak C-375/97 CHEVY, Sml. 1999 s. I-5421 uttalte EF-domstolen at; ”jo større 
varemærkets særpreg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge” 
(premiss 30). Uttalelsen var ikke nødvendig for å begrunne resultatet i dommen, men den 
sier noe om veien videre. Jo sterkere det eldre merkets særpreg og anseelse er jo lettere vil 
                                                 
3  Et annet syn er hevdet i en kjennelse av patenstsyrets annen avdelig av 10. Juli 2000 i sak nr. 6823 
(McMOON). Mindretallet uttalte her at ”likheten i merkenes innhold og oppbygging, og det betydelige 
særpreg Mc eller MAC har fått gjennom innarbeidelse, kan tale for at vilkårene i §6 annet ledd er oppfylt”. ) 
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det bli gjenkjent, og det blir mer fristende å utnytte. Sannsynligheten for 
goodwilloverføring øker med merkets innarbeidelse, og en slik overføring vil også normalt 
være urimelig utnyttelse. 
Det må imidlertid føres konkrete argumenter for at det foreligger en anseelse som kan være 
gjenstand for forringelse.Uttalelsen kan neppe strekkes så langt at det må antas å foreligge 
en presumsjon for forringelse dersom merket har opparbeidet seg et sterkt særpreg. I en 
avgjørelse avsagt av OHIMS første appellkammer 5. Juni 2000 (sak R 802/1999 DUPLO) 
ble dette avvist. Etter appellkammerets mening ville en slik tolkning innebære at; 
”Reputation, instead of being one of several conditions which define when a trade mark 
enjoys protection in respect of dissimilar goods, would become the sole condition. Such an 
interpretation would be inconsistent with the wording of Article 8(5) CTMR and the related 
provisions” (avsnitt 23). 
Har merkeinnehaveren opparbeidet seg et spesielt image vil dette kunne få betydning ved 
vurderingen. Det må da bevises at merket har oppnådd dette spesielle imaget gjennom bruk 
eller markedsføring, og at bruken vil gi negative assosiasjoner som er uforenlig med dette 
imaget; ”once an image associated with a trade mark which has a reputation has been 
shown to exist, the fact that the contested sign is detrimental to this image must still be 
demostrated” (jfr. HOLLYWOOD avsnitt 84). I denne avgjørelsen var spørsmålet om bruk 
av HOLLYWOOD for tobakksrelaterte produkter ville skade det imaget den eldre 
merkeinnehaveren hadde bygd opp for sitt merke for tyggegummi. Innsigeren ble gitt 
medhold i at den yngre merkeinnehaverens bruk av merket på tobakksrelaterte produkter 
ville ha negativ innvirkning på merkets image; ”the negative connotation conveyed by 
tobacco contrasts strikingly with the HOLLYWOOD trade mark’s image. No worse 
association can be imagined for a confectionary manufacturer than one with products 
capable of causing death” (avsnitt 95).  Kjennskapen til imaget måtte ha et visst nivå; ”the 
degree of knowledge required must be considered to be reached when the image of the 
earlier trade mark is known by a significant part of the public concerned by the goods or 
sevices covered by that trade mark” (avsnitt 68 og 69). Det skal foretas en helhetsvurdering 
hvor alle relevante faktorer skal tas i betraktning. Det gir her henvisning på en vurdering av 
samme type som når man skal fastsette hvorvidt et merke er velkjent, men det er viktig å 
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huske på at det skal foretas to ulike vurderinger. Selv om merket er velkjent trenger det 
ikke nødvendigvis være knyttet noe spesielt image til merket Under henvisning til 
domstolens uttalelse i CHEVY-avgjørelsen om betydningen av et sterkt særpreg måtte det 
etter appellkammerets mening i HOLLYWOOD eksistere ”an even closer link must exist 
between the level of a trade mark’s reputation and the possibility that an identical trade 
mark will take advantage of that reputation”  
Forekomsten av andre lignende registreringer vil kunne svekke sannsynligheten for at det 
foreligger et særpreg som kan være gjenstand for utvanning. Dette indikerer jo at særpreget 
ikke kan knyttes til noen av merkene spesielt.  For å opprettholde et merkets særpreg er det 
derfor viktig at merkeinnehaveren ikke forholder seg passiv. Bakgrunnen for den nye 
brukerens valg av kjennetegn kan også få betydning. For eksempel hvis merket er 
suggestivt eller deskriptivt for varene (jfr. HOLLYWOOD avgjørelsen premiss 127). Kan 
merkeinnehaveren ikke vise til noen legitim grunn, og har frihet til å velge blant et vidt 
spekter av merker vil dette motsetningsvis kunne være en indikasjon på ond tro 
 
6.5.4 Vareslagslikheten 
Graden av innarbeidelse må ses i sammenheng med avstanden mellom varene. 
Bestemmelsen krever ikke vareslalgslikhet, men som et moment i forringelsesvurderingen 
vil dette vil få stor betydning; ”the fact that Article 8(5) CMTR does not require similarity 
between the goods or services does not prevent the existence of similarity from being taken 
into consideration in the context of Article 8(5) in as much as the greater the degree of 
similarity, the greater will be the likelihood of the existence of unfair advantage or 
detriment” (HOLLYWOOD, avsnitt 82). Er merket kjent vil det kunne utløse assosiasjoner 
selv når man møter det på helt nye varetyper. For merker som ikke er like berømte kan det 
kreves større grad av vareslagslikhet. Et annet moment som kan komme i betraktning er 
hvilke varer de to merkene brukes for og forholdet mellom den.  Er merket brukt for 
kvalitetsvarer kan bruk på mindreverdige varer medføre at det eldre blir påført badwill. Det 
er viktig å understreke at det ikke trenger å være noe galt med kvaliteten eller egenskapene 
på den yngre merkeinnehaverens produkter.   
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6.5.5 Omsetningskretsen 
Hvem som utgjør omsetningskretsen kan være relevant ved vurderingen da det sier noe om 
hvor stor grad av oppmerksomhet publikum vier produktene. Er omsetningskretsen svært 
merkebevisst vil dette kunne tale imot at en assosierer det yngre merket med det eldre. Det 
kan også tenkes tilfeller hvor omsetningskretsene overhodet ikke overlapper hverandre. En 
utnyttelse eller forringelse av merkets anseelse kan vanskelig tenkes dersom merket ikke er 
kjent i den yngre merkeinnehaverens omsetningskrets (jfr. HOLLYWOOD-avgjørelsen 
premiss 119). I CHEVY-dommen blir det uttalt at… ”det er kun under forudsætning af, at 
dette mærke har en tilstrækkelig grad av bekendthet, at det yngre mærke hos offentligheden 
i givet fall – selv for varer eller tjenesteydelser af anden art – kan udløse en association 
mellom de to varemærker, hvorved det ældre varemærke kan blive skadet”. Men her er det 
viktig å huske på at alle ledd i distrubisjonskjeden kan være relevante. Det er også viktig å 
huske på at en kjøper ikke bare er avtager av en type produkter. Det kan forekomme en 
overlapping av omsetningskretsen. For eksempel vil en kjøper av rottegift også kunne 
kjøpe sjokoladeproduktene til Freia. Omstendighetene i den konkrete sak kan tilsi at 
momentet må brukes med forsiktighet. 
 
 
7 Due cause 
I henhold til ordlyden i direktivteksten er ikke bruk eller registrering av et velkjent 
varemerke rettsstridig dersom den yngre merkeinnehaveren har ”due cause”. Den norske 
lovteksten inneholder ingen lignende reservasjon. Umiddelbart kan det synes som om det 
her foreligger en uoverensstemmelse mellom den norske lovteksten og 
direktivbestemmelsen. Ordlyden i vml. §6 åpner imidlertid for en bred 
rimelighetsvurdering. Dette gir rom for at slike hensyn kan tas. For å ivareta rettsharmonien 
bør derfor en slik reservasjon innfortolkes i den norske bestemmelsen. 
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Due cause kan språklig sett oversettes med rimelig grunn. Det foreligger ingen uttalelse fra 
EF-domstolen som belyser hva som nærmere ligger i dette. Det er imidlertid klart at ”due 
cause” ikke er det samme som god tro. En slik tolkning vil gi merkeinnehaveren et svært 
begrenset vern. I HOLLYWOOD avgjørelsen uttalte appellkammeret at det skal 
tungtveiende grunner til. Den yngre merkeinnehaveren: ” should be obliged to use the sign 
in question, such that, notwithstanding the detriment caused to the proprietor of the earlier 
trade mark, the applicant cannot reasonably be recquired to abstain from using the trade 
mark, or that the applicant has a spesific right to use this sign, over which the right of the 
earlier trade mark’s proprietor does not take precedence” (avsnitt 101). Dette indikerer at 
reservasjonen snarere må ses på som en slags sikkerhetsventil. Den yngre 
merkeinnehaveren må ha så sterke grunner for sin bruk av merket at det vil være 
uforholdsmessig tyngende å be han om å opphøre med bruken. Det er likevel vanskelig å si 
noe konkret før EF-domstolen kommer med klargjørende praksis. 
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